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BREXIT UND SEINE AUSWIRKUNGEN
MARKEN UND GESCHMACKSMUSTER

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Kénigreich aus der Européischen Union ausgetreten.
Dieser Austritt wird unter Umstédnden auch auf Sie als Inhaber einer Marke oder eines Ge-
schmacksmusters Auswirkungen haben. Wahrend einer Ubergangsfrist vom 01. Februar 2020
bis zum 31. Dezember 2020 gilt das EU-Recht jedoch wie bisher im Vereinigten Kénigreich
zundchst einmal unverdndert fort.

Wir informieren (ber den aktuellen Stand, in der zuletzt vom IPO UK (dem Britischen Amt fir

Geistiges Eigentum), dem EUIPO und der WIPO veréffentlichten Fassung.

1. GELTUNGSDAUER

Inhaber von Unionsmarken und Gemein-
schaftsgeschmacksmustern, die vor Ablauf
der Ubergangsfrist eingetragen und ver-
offentlicht worden sind, werden zum 01. Ja-
nuar 2021 automatisch Inhaber einer gleich-
wertigen, eigenstandigen britischen Regis-
trierung unter Wahrung des urspriinglichen
Anmeldetags sowie fir GroBbritannien
wirksam beanspruchter Prio- und Seniorita-
ten. Inwieweit dieser Automatismus auch
fUr internationale Registrierungen von Mar-
ken und Geschmacksmustern gilt, in denen
die EU benannt ist, ist bisher noch nicht
abschlieBend geklart.

Der Inhaber hat nach Ende der Ubergangs-
frist die Maoglichkeit durch einen beim
IPO UK zu stellenden Opt-out Antrag auf
dieses gleichwertige Recht zu verzichten.

Fir die Schaffung des gleichwertigen bri-
tischen Schutzrechts sollen nach derzeiti-
gem Stand keine Gebihren beim IPO UK
fallig werden. Eine separate Eintragungsur-
kunde wird das IPO UK nicht ausstellen.
Sind Sie zum Ablauf der Ubergangsfrist also
Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke

oder eines veroffentlichten Gemeinschafts-
geschmacksmusters, mussen Sie zur Auf-
rechterhaltung des Schutzes im Vereinigten
K&nigreich zunéchst keine aktiven MaBnah-
men ergreifen. Allerdings missen Sie diese
neue Schutzrecht separat Uberwachen und
ggf. verlangern.

Beabsichtigen Sie Uber die Neuanmeldung
einer Unionsmarke oder eines Gemein-
schaftsgeschmacksmusters noch Schutz im
Vereinigte Konigreich zu erlangen, sollte
die Anmeldung so bald wie moglich einge-
reicht werden, damit ausreichend Zeit zur
Verfligung steht, dass die Unionsmarke/
das Gemeinschaftsgeschmacksmuster noch
in diesem Jahr eingetragen und veroffent-
licht wird.

Inhaber von Unionsmarken und Gemein-
schaftsgeschmacksmustern, deren Eintra-
gung bzw. Veréffentlichung bei Ablauf der
Ubergangsfrist noch aussteht, haben die
Moglichkeit, innerhalb einer Frist von 9 Mo-
naten, beginnend ab dem 01. Januar 2021,
unter Wahrung des Anmeldetags der ur-
spriinglichen Anmeldung sowie von dieser
fir GroBbritannien wirksam beanspruchter
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Prio- und Senioritdten, eine vergleichbare
nationale Marke- bzw. Geschmacksmuster-
anmeldung beim IPO UK einzureichen. Das
IPO UK wird in seinen Anmeldeantragen
entsprechende Felder vorhalten. Das Pru-
fungsverfahren unterliegt britischem Recht.
Fir die Anmeldung werden die vom IPO UK
erhobenen, Ublichen Gebuhren fallig. Uner-
heblich ist, ob die Anmeldung der Unions-
marke bzw. des Gemeinschaftsgeschmacks-
musters, auf der die identische britische
Nachanmeldung basiert, vor oder wahrend
der Ubergangsfrist durch den Inhaber ein-
gereicht worden ist. Das IPO UK wird Uber
diese Mdglichkeit der Nachanmeldung den
Inhaber einer Unionsmarken- oder Gemein-
schaftsgeschmacksmusteranmeldung nicht
separat informieren.

Nach dem 31. Dezember 2020 sind Anmel-
dungen von Marken und Geschmacksmus-
tern im Vereinigten Konigreich und der Un-
ion getrennt einzureichen, sofern der An-
melder in beiden Gebieten den Schutz aus
der Marke oder dem Geschmacksmuster
anstrebt.

2. VERLANGERUNGSGEBUHREN

Der Ablauf der Schutzdauer eines gleich-
wertigen/vergleichbaren britischen Schutz-
rechts und damit die Falligkeit der Ver-
langerungsgeblhr orientieren sich an der
Schutzdauer des Schutzrechts, aus dem das
nationale Recht hervorgegangen ist.
Gleichgtltig wie das britische Schutzrecht
entstanden ist, werden nach dem Ende der
Ubergangsfrist fiir den Fortbestand dieses
Rechts separate Verlangerungsgebihren
beim IPO UK fallig. Lauft die Schutzdauer
des gleichwertigen/vergleichbaren Schutz-
rechts innerhalb von 6 Monaten nach dem
01. Januar 2021 ab, besteht fur den Inhaber,
ab Zugang des vom IPO UK verschickten
Erinnerungsschreibens Uber den Schutzab-
lauf des britischen Schutzrechts, welches
aus tatsachlichen Grinden wohl frihestens
zum Ablaufdatum oder alsbald danach
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Ubermittelt wird, die Moglichkeit, die Ver-
langerungsgebihr verspatet innerhalb wei-
terer 6 Monate ohne Zuschlag zu zahlen.

3. RECHTSERHALTENDE BENUTZUNG
Fir den Nachweis der rechtserhaltenden
Benutzung einer zum 01. Januar 2021 neu
eingeflhrten britischen Marke, kénnen Be-
nutzungshandlungen innerhalb eines an-
deren EU-Mitgliedsstaats nur fir den Teil
des 5 Jahreszeitraums herangezogen wer-
den, der vor dem 01. Januar 2021 liegt. Ent-
sprechendes gilt, wenn der Nachweis der
rechtserhaltenden Benutzung einer Unions-
marke zu erbringen ist, die Markennutzung
sich aber auf das Vereinigte Konigreich be-
schrankt. Inhaber von Unionsmarken sollten
daher Uberprifen, wo sie in der EU ihre
Marke tatséachlich verwenden und zeitnah
die Benutzung in den fir sie relevanten
Gebieten aufnehmen.

4. VERTRETUNG

Mindestens bis zum Ablauf der Ubergangs-
frist am 31. Dezember 2020 werden Anwalte
mit Sitz im Europédischen Wirtschaftsraum
(EWR) berechtigt sein, vor dem IPO UK An-
melder und Inhaber von britischen Marken
und/oder Geschmacksmustern zu vertreten.
Wurde die britische Marke oder das bri-
tische Geschmacksmuster aus einer Unions-
marke oder einem Gemeinschaftsge-
schmacksmuster abgeleitet, so ist der Ver-
treter, der seinen Sitz in einem anderen
EWR-Land hat, berechtigt, den Inhaber die-
ses abgeleiteten nationalen Schutzrechts
noch fir einen Zeitraum von 3 Jahren nach
Ablauf der Ubergangsfrist zu vertreten.
Nach Ablauf dieser Frist muss der Inhaber
des britischen Schutzrechts zumindest eine
Postanschrift im Vereinigten Konigreich
benennen.

Uber weitere Anderungen werden wir Sie
zu gegebener Zeit wieder informieren.




